Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION NO:27188
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/11-088086

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el
numeral 26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 14 de
julio de 2011, con el N° 11-088086-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Philip
Morris Products S.A., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencién
titulada “UN ARTICULO QUE INCLUYE INFORMACION DE IDENTIFICACION
PARA USARSE EN UN SISTEMA PARA FUMAR ELECTRICAMENTE
CALENTADO", que corresponde a la  solicitud internacional
PCT/IB2009/007969 del 24 de diciembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 639 del 29 de febrero de 2012, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18832,
notificado por fijacion en lista el 08 de octubre de 2013, se requirid a la solicitante
en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de
caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decision para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-088086-
00010-0000 del 13 de febrero de 2014, respondid oportunamente el
requerimiento formulado y presenté nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 10 que
remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acept6 el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486
expedida por la Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento,
en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”
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SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, no cumplen con el requisito de
novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencidn.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de
proporcionar un articulo mejorado para fumar con un sistema eléctricamente
calentado que incluya un detector que ofrezca funcionalidad adicional al
fumador. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio
proporciona un articulo para fumar que incluye informacién identificacion
impresa sobre el articulo para fumar y que opera con un sistema para fumar
eléctricamente calentado que tiene un detector para detectar el articulo para
fumar y distinguir el articulo para fumar de otros articulos que operan con el
sistema para fumar, basandose en la informacion de identificacion impresa
sobre el articulo para fumar.

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de diciembre de 2008,
gue corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de cual se invoca
prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontro
(encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de
esta solicitud.

Item Documento Titulo Fec_ha (!?
Publicacién
D1 US 5,902,501 “Lighter actuation system” Mayo 11, 1999

El documento D1' divulga un sistema de identificador de cigarrillo que
comprende una bobina en un lugar a lo largo del receptaculo del cigarrillo
donde es recibido, un circuito de oscilacion mas ligero en comunicacion con la
bobina y un controlador configurado para activar o desactivar el encendedor en
respuesta a la sefal de salida del circuito oscilador (resumen).

1 http://www.google.com/patents/US5902501?
dg=US+5902501&hl=en&sa=X&ei=PrlxUc-
OMIHY9QSarIHYDA&sqgi=2&pjf=1&ved=0CDUQ6AEWAA
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6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 486: “Una invencion se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico
por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Un sistema para fumar
eléctricamente calentado (101) que comprende:..” (Ver Pagina 6 del Rad. N°
11-088086-00010-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las
reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la
técnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales

D1

Un sistema para fumar eléctricamente
calentado

Un sistema para fumar eléctricamente
calentado (Col. 2 lineas 42-60; Fig. 2)

Un articulo para fumar que incluye
informacion de identificacién impresa sobre
éste.

Un articulo para fumar (23) que incluye
informacion de identificacién impresa sobre
éste (23, 50; Col. 2 lineas 42-60)

Una cavidad para recibir el articulo para
fumar.

Una cavidad para recibir el articulo para
fumar (27).

Un elemento de calentamiento.

Un elemento de calentamiento (37, 39; Fig.
3A).

Una fuente de energia para suministrar
energia al elemento de calentamiento.

Una fuente de energia para suministrar
energia al elemento de calentamiento (35,
35a).

Hardware eléctrico conectado a la fuente de
energia y al elemento de calentamiento.

Hardware eléctrico conectado a la fuente de
energiay al elemento de calentamiento (37,
39; Fig. 3A).

Un detector capaz de detectar la presencia
del articulo para fumar en la cavidad.

El sistema de identificador de cigarrillo (50)
en el encendedor (25) cooperan que el
circuito de control (41) pueda reconocer que
un cigarrillo ha sido insertado en el
receptaculo de cigarrillos (27) y que éste es
del tipo correcto con el que el encendedor
funcionara correctamente (Col. 3 linea 29-
Col. 4 linea 56; Col. 10 lineas 8-13; Col. 11
lineas 34-41).
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de
la reivindicacién 1 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s)
D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el (los)
documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 1, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la
Decision 486.

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 6 esta referida a: “Un sistema para fumar
eléctricamente calentado (101) que comprende:..” (Ver Pagina 6 del Rad. N°
11-088086-00010-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 6, y las
reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la
técnica:

Tabla 2

Caracteristicas esenciales D1

Un sistema para fumar eléctricamente

Un sistema para fumar eléctricamente calentado (Col. 2 lineas 42-60: Fig. 2), que

calentado, que comprende:

comprende:
Un articulo de limpieza que incluye Un articulo de limpieza que incluye
informacion de identificacion impresa sobre el | informacion de identificacion codificada sobre
mismo. éste (23, 50; Col. 2 lineas 42-60).
Una cavidad para recibir el articulo de Una cavidad para recibir el articulo de
limpieza. limpieza (27).
Un elemento de calentamiento. Un elemento de calentamiento (37, 39; Fig.
3A).
Una fuente de energia para suministrar Una fuente de energia para suministrar
energia a un elemento de calentamiento. energia a un elemento de calentamiento (35,
35a).

Hardware eléctrico conectado a la fuente de Hardware eléctrico conectado a la fuente de
energia y un elemento de calentamiento. energia (37, 39; Fig. 3A).

Un detector capaz de detectar el articulo de El sistema de identificador de cigarrillo (50)
limpieza en la cavidad. en el encendedor (25) cooperan que el
circuito de control (41) pueda reconocer que
un cigarrillo ha sido insertado en el
receptaculo de cigarrillos (27) y que éste es
del tipo correcto con el que el encendedor
funcionara correctamente (Col. 3 linea 29-
Col. 4 linea 56; Col. 10 lineas 8-13; Col. 11
lineas 34-41).
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de
la reivindicacién 6 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s)
D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 6 no es nueva, segun lo divulgado en el (los)
documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 7 a 10 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 6, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la
Decision 486.

En referencia al argumento de la solicitante, segun el cual “el detector de D1 no
puede distinguir articulo para fumar de otros articulos del mismo tipo, de
acuerdo con informacion de identificacion impresa en el articulo para fumar...”.
Se aclara al solicitante que no son caracteristicas técnicas estructurales de la
invencion sino el uso o funcién de la misma y como tal no pueden ser
comparadas con el estado de la técnica, tal como habia sido trasladado al
solicitante mediante el Oficio 18832. Se le recuerda al solicitante que las_
caracteristicas técnicas esenciales son las que definen la invencion, las que la
hacen (o deberian hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto,
constituyen la solucion al problema técnico que intenta resolver la invencion.
Para una mayor claridad, se definen los siguientes conceptos: Las
caracteristicas técnicas esenciales que definen la invencidbn son las
caracteristicas estructurales. Las caracteristicas técnicas funcionales son las
que describen su uso o funcion, esta no definen la invencion, solo explica la
relacion que hay entre las diversas caracteristicas técnicas estructurales
pueden estar en la reivindicacion pero no le dan la novedad ni el nivel inventivo
a la invencién. Se le recuerda al solicitante que estas no definen la invencion,
pero explican la relacion que hay entre sus diversas caracteristicas
estructurales.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtlan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada,
el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTiCUL,O PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“UN ARTICULO QUE INCLUYE INFORMACION DE IDENTIFICACION PARA
USARSE EN UN SISTEMA PARA FUMAR ELECTRICAMENTE CALENTADO".
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Philip Morris Products S.A., advirtiéndole(s) que contra ella(s)
procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y
Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacién o dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboro: John Fernando Ramirez Gomez
Revis6: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: Jose Luis Salazar Lopez
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